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PROTECAO DA MARCA E A APLICACAO DA
TEORIA DA DILUICAO NO BRASIL

TRADE MARK PROTECTION AND THE USE OF
THE DILUTION THEORY IN BRAZIL

Liliane do Espirito Santo Roriz de Almeida

Resumo: O presente artigo tem como fun¢ao destacar o rele-
vante papel das marcas no sucesso de um produto e a possibilidade
de adoc¢ao da Teoria da Diluicao para viabilizar a sua tutela no ambito
judicial. A Teoria da Diluicao busca evitar a diminuicao do poder de
venda de uma marca ao repelir a diluicio do seu poder distintivo.
Busca-se impedir a banalizacao de uma marca por ato de outros em-
presarios. A Teoria da Dilui¢ao, cuja aplicacdo € autorizada pela Lei
de Propriedade Industrial, mostra-se mais adequada que a Teoria da
Distancia para a protecdo da unicidade, reputacio ou consisténcia de
uma marca quando a marca a ser tutelada for criativa e/ou famosa.

Palavras-chave: Marca. Distintividade. Teoria da Distancia.
Teoria da diluicao. Lei de Propriedade Industrial.

Abstract: The present paper aims to stand out the relevant role
of trade marks for a product’s success and it intends to show the pos-
sible use of the Dilution Theory by the Judiciary branch in order to
protect trade marks. The Dilution Theory tries to avoid the decrease
of a trade mark’s power of sale and to repel the dilution of its distinc-
tive power. It avoids the trivialization of a trade mark caused by acts
of other entrepreneurs. The Dilution Theory, which adoption is au-
thorized by the Industrial Property Law, is more adequate than the
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Distance Theory for the protection of the unicity, reputation or con-
sistency of a trade mark when the trade mark to be protected is crea-
tive and/or famous.

Keywords: Trade mark. Distinctiveness. Distance Theory. Dilu-
tion Theory. Industrial Property Law.

Sumadrio: 1. A distintividade da marca. 2. A escolbha da marca. 3. Da
Teoria da Diluicdo e sua aplicacdo no Brasil. 4. Conclusdo.

1. A Distintividade da marca

Ao individualizar um produto, a fim de distingui-lo dos con-
correntes, a marca garante ao empresario o retorno de seu investi-
mento, na medida em que adquira a preferéncia e a fidelidade do
consumidor.

Reza o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279,
de 14/05/1996) que o sinal, para que seja suscetivel de registro mar-
cario, deve ser dotado de distintividade, ou seja, de uma caracteristica

tal que, suficientemente, o diferencie de outras marcas.

Assim, a distintividade serve, a um s6 tempo, tanto como pro-
tecao ao titular — revelando seu produto — quanto também ao consu-
midor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele produ-
to que pretende adquirir, o que demonstra que a marca € um veiculo
que serve para revelar os valores, objetivos e conceitos adotados por
uma empresa.

Segundo destaca a doutrina:

“Cada marca tem um grau de distintividade e uma imagem na mente
do consumidor, gozando de diferentes niveis de reputacdo em decor-
réncia da qualidade, dos investimentos em propaganda e em tecnolo-
gia do tempo e tradicdo no mercado, da experiéncia do consumidor

com o produto ou com o servico. Essas circunstdncias faticas geram
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maior ou menor fidelidade do consumidor, refletindo em diferentes
niveis de penetracdo e participacdo no mercado e no valor econdémi-
co da marca. Por esses motivos, dependendo do grau de conbecimen-
lo, penetracdo no mercado, tradicdo e tempo de uso da marca, a
legislacdo confere diferenciada protegdo as marcas de alto renome e
as marcas notoriamente conbecidas em seu ramo de atividade, uti-
lizando critérios mais rigorosos e excepcionais para reprimir a viola-

cdo das mesmas.”™

Grande parte do sucesso de um produto estd, pois, ligado ao
poder de distintividade de sua marca identificadora, isto €, do poder

de atrair o publico.

Por outro lado, o sucesso de uma marca é determinado por
alguns fatores relacionados pela doutrina, dentre os quais se desta-
cam a unicidade, que é caracterizada pelo fato de que quanto menos
marcas semelhantes existirem no mercado, mais o consumidor se
lembrara daquela marca; a reputacdo, que se caracteriza pelo fato do
consumidor ser atraido pelo estereétipo que determinada marca re-
presenta, ao efetuar sua primeira compra, o que termina por cativa-lo
ou nio; e, por fim, a consisténcia (no uso) que consiste no fato de
que quanto mais a marca for usada sem alteracoes substanciais, mais
serd essa a imagem que ficard fixada na memoria do consumidor.

Diante desses fatores, pode-se chegar a duas conclusoes: (1)
quanto menos a marca coexistir com outras semelhantes, maior serd
sua reputacio no mercado e (i) quanto mais nitida for sua imagem,
maior serd seu poder de fixar-se na mente do consumidor e, conse-
quentemente, maior também o seu poder de venda.

Fixadas essas premissas — fundamentais para o raciocinio —,
passa-se a questio da escolha da marca.

1 A Protegdo do Valor da Marca. Antonio Ricci. Artigo publicado na Gazeta Mercantil/SP,
coluna Comentiério Juridico, em 28/06/2007.
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2. A Escolha da marca

Ao optar por um determinado signo para representar sua em-
presa, seu produto ou servico, o empresidrio pode eleger um vocabu-
lo ou elemento débil, por ser fortemente evocativo e com evidente
ligacao direta com o produto ou servico, ou um vocdbulo ou elemen-
to original, forte, altamente distintivo em si mesmo, sem nenhuma
relacao com o produto ou servico a designar.

No primeiro caso, a debilidade da marca esti em si mesma,
como um elemento intrinseco dela propria, o que a obriga a conviver
com outras assemelhadas, prejudicando suas qualidades de unicida-
de e de consisténcia e, eventualmente, de reputacio. Nio se pode
perder de vista que quanto mais uma marca se aproxima de um vo-
cabulo de uso comum, menor forca terd para impedir que seus con-
correntes se utilizem de signos parecidos. Mas essa foi a escolha do
empresirio, nio podendo, pois, insurgir-se, posteriormente, quando
0 6rgao marcario ou o Judiciario admitem o convivio com outras va-
riacoes forcosamente vizinhas.

No segundo caso, porém, como se trata de uma marca forte, a
relativizacao de sua protecao pode debilita-la, nao por fatores intrin-
secos, mas sim por fatores externos, independentes da vontade de
seu titular, enfraquecendo-a, ante o crescente aumento de registros
semelhantes em um processo gradual e constante que termina por
banalizar um signo originalmente distintivo em si mesmo.

A questio da distintividade seria, entio, aparentemente, de fa-
cil solucio, bastando se definir se as marcas em rota de colisdo sio
fracas ou fortes.

Inexiste, porém, essa aparente simplicidade.

Tradicionalmente, em um processo de colidéncia entre mar-
cas, o Judicidrio vem-se utilizando da Teoria da Distancia, que avalia
a equidistancia morfolégica entre as marcas, num dado ramo de ne-
gocios, e a possibilidade de coexisténcia entre elas, a partir dos ele-
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mentos que as distinguem e afastam e da preexisténcia de outros re-
gistros assemelhados, verificando a possibilidade de causar confusao
no consumidor.

Essa € a teoria tradicional no campo da propriedade industrial,
que vem sendo adotada pelos tribunais, sem maiores discussoes.

Existem, porém, outras formas de decidir o impasse, com base
em teorias desenvolvidas quase sempre nos Estados Unidos da Amé-
rica ou na Europa que, embora de pouco ou nenhum uso pelo Judi-
cidrio brasileiro, podem e devem ser consideradas.

Uma delas, de enorme importancia e para a qual se pretende
chamar aqui a atencao € a Teoria da Diluicio.

3. Da Teoria da Diluicio e sua aplicacio no Brasil

A teoria da dilui¢ao € naturalmente vocacionada para proteger
as marcas criativas, mas pode também, eventualmente, proteger uma
marca evocativa, desde que tenha adquirido o estagio de famosa (nao
necessariamente de alto renome ou notoriamente conhecidas).

Segundo tal teoria, o uso niao autorizado e constante por ter-
ceiros de signos vizinhos a uma marca altamente distintiva — assim
considerada por sua originalidade ou por sua fama — pode vir a afetar
essa marca, diluindo seu poder distintivo, obscurecendo aqueles fa-
tores determinantes do sucesso de uma marca, referidos no inicio
deste texto.

O efeito direto da dilui¢io é a diminui¢io do poder de venda
da marca.

A doutrina norte-americana identifica trés espécies de dilui-
¢ido, cada uma delas afetando um daqueles fatores determinantes do
sucesso da marca.

A diluicao por ofuscacao afeta a unicidade da marca, que-
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brando sua prépria for¢a distintiva em si mesma, na medida em que
a coexisténcia com marcas semelhantes prejudica a ligacao imediata
marca/produto/empresa, na mente do consumidor. Um exemplo que
pode ser citado € o caso Ringling Bros. & Bailey Combined Shouws,
Inc. X Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc., no qual o slogan “o maior
show da terra” (“the greatest show on earth”), para o circo da autora,
foi copiado pela ré, que adotou “o maior show de carros usados da
terra” (“the greatest used car show on earth”), em seu salao de expo-
sicdes, exatamente com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e
com adornos circenses.?

Ja na diluicdo por maculagio, ofende-se a reputacdo da mar-
ca, maculando sua integridade moral, a partir do momento em que
passa a ser associada com produtos de baixa qualidade ou com um
conceito moral reprovavel, como ocorreu no caso American Express
X Vibra Approved Laboratories (EUA), onde o slogan daquela, “nao
saia de casa sem ele” (“don’t leave home without i”) foi usado em
caixas de preservativos produzidos por esta.

Finalmente, a dilui¢io por adulteracio afeta a consisténcia da
marca, ao admitir uso diverso daquele desejado por seu titular e fixa-
do na mente do consumidor, diminuindo seu poder de venda. A esse
respeito, vale citar o caso Deere & Co. X MTD Products, Inc. (duas
fabricantes de tratores): por meio de publicidade comparativa veicu-
lada em rede de televisao, a ré usou o logotipo da autora — o desenho
de um cervo — em movimento constante, enquanto a figura registrada
era estatica. O comercial, em tom irbnico, trazia os tratores das duas
empresas. Ao ver o trator da ré, o cervo saltava fora do emblema do
trator da autora e fugia de medo.

Nos mencionados exemplos, pode-se observar a preocupacio
em nao se permitir a diluicdo da marca, resguardando seu poder dis-

2 Exemplos retirados do texto “Diluicao de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?”, do Dr.
Filipe Fonteles Cabral, advogado do escritério Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Morei-
ra, publicado na Revista da ABPI n°® 58, p. 24/29.
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tintivo e preservando seu poder de venda, independentemente da
possibilidade de confusio ou de associa¢io entre as marcas em con-
fronto.

E essa banalizacio da marca inicialmente forte — seja por sua
originalidade, seja por sua fama — que a teoria da diluicao pretende
evitar.

A ratio da teoria da diluicao é que a diminuicio gradual da
distintividade e do valor de uma marca, como resultado do uso indis-
criminado por terceiros, constitui uma invasao indevida do direito de
propriedade da marca, ainda que inexista possibilidade de confusio.

Assim, ao se deparar com um caso em que seja aplicivel a
teoria da dilui¢ao, a preocupacio do julgador nio deve ser a distancia
entre os signos ou a possibilidade de induzir o consumidor a erro,
mas sim a necessidade de resguardar a distintividade de uma marca
que merec¢a manter seu alto grau de integridade, material e moral, e
sua reputacao.

Em uma palavra, se a marca é banal e/ou andnima, aplica-se
a teoria da distancia e se a marca € criativa e/ou famosa, aplica-se a
teoria da diluicao.

Por 6bvio que, nesses casos, haverd sempre uma decisao an-
tecedente do julgador, para se aferir se 2 marca em questio merece,
por for¢a de sua historia, de seus elementos e de seus aspectos fati-
cos, obter a protecio da teoria ora discutida.

Somente apos devidamente convencido de que o signo € forte
e/ou famoso o suficiente para merecé-la é que podera avaliar se ela
se aplica efetivamente ao caso concreto.

Ha uma evidente carga de subjetividade nesse julgamento que
é, alias, inevitavel.

E possivel afirmar que esta teoria € aplicdvel no Brasil, em vis-
ta do disposto na Lei de Propriedade Industrial, com base nos argu-
mentos a seguir.
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A LPI, além de assegurar ao titular do registro validamente ex-
pedido a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o territorio
nacional (art. 129), também lhe assegura outros direitos (art. 130),
dentre eles o de zelar pela sua integridade material ou reputacio (in-
ciso IID).

Ora, a busca constante pela defesa da marca, com vistas a
manter sua unicidade, reputaciao e consisténcia, integra um dos as-
pectos possiveis desse direito/dever do titular de zelar por sua inte-
gridade material e reputacio, autorizando, pois, a utilizacio no Brasil
da teoria da diluicao.

A 2% Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 22
Regido ja teve oportunidade de discutir esse assunto, tendo reconhe-
cido expressamente a possibilidade de sua aplicacao no Brasil, em
decisdo pioneira cujo acérdao transcreve-se abaixo.

(Por se tratar de um leading case, sinto-me compelida a trans-
crever acordao de minha lavra, pelo que peco vénia, mas foi justa-
mente esse caso que despertou meu interesse pela matéria. Adematis,
trata-se de decisio colegiada, devidamente avaliada por meus pares,
o que dilui o pecadilho da auto-citacio.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDENCIA DE MARCAS. TEORIA DA
DISTANCIA. TEORIA DA DILUICAO. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.
1. No exame de eventual colidéncia, doutrina e jurisprudéncia tém
tradicionalmente se utilizado da teoria da distdancia, que, fundamen-
tando-se nos principios da eqiiidade e da igualdade, sustenta a coe-
xisténcia de marcas quando a situacdo fatica atual possibilite o con-
vivio harmonico de signos semelbhantes ou afins.

2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério ndo é capaz
de abarcar hipdteses especialissimas, onde a infringéncia de direitos
pode ganbar matizes diversos, que exigem uma andlise mais profun-
da e sob outro enfoque, o da teoria da diluicdo.

3. A idéia principal da teoria da diluicdo é a de proteger o titular
contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua mar-
ca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconbe-
cimento ou que sejam muito criativas, sendo o paradigma para a de-
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cisdao entre aplicar a teoria da distdncia ou a teoria da diluicdo a
Jfama e a criatividade do sinal.

4. Conquanto os efeitos de uma violacdo direta de marca registrada
sejam mais facilmente identificados e tragam prejuizos imediatos, o
resultado da diluicdo de uma marca traz efeitos nefastos, vez que
enquanto o primeiro ludibria os consumidores ja existentes, o segun-
do enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser
até irreversivel.

5. Apelacoes improvidas.

(TRF-2. Apelacao Civel n? 2002.51.01.514660-7. 22 Turma Especializa-
da. Rel. Des. Liliane Roriz. j 22.08.2006. DJU 04.09.2000)

Como se observa, o acérdao em questao admitiu que a marca,
embora evocativa, era suficientemente famosa a ponto de justificar a
aplicacdo da teoria da diluicao.

Abordou também a questao relativa a aquisicao de distintivi-
dade por uma marca que originalmente nio poderia nem mesmo ter
sido deferida, por se tratar de sinal de cariter evidentemente genéri-
co, mas que, uma vez concedido o registro de marca, o uso constante
acabou por fixa-la na mente do consumidor como uma marca que
identifica determinado produto, outorgando-lhe distintividade adqui-
rida.

Ora, as circunstancias faticas que cercam uma determinada
marca podem evidenciar que, embora originalmente o signo escolhi-
do como marca nio fosse dotado de distintividade, ao longo do tem-
po terminou por adquirir essa qualidade, por seu uso constante e em
vista dos consumidores a identificarem como marca de um determi-
nado produto. E o chamado secondary meaning ou distintividade ad-
quirida.

Fendmeno inverso € aquele dos vocibulos que, por forca da
distintividade do signo, passam a ser de uso geral, identificando-se de
tal forma com o produto que pretendiam distinguir que terminam por
se transformar em uma de suas denominacdes usuais e correntes, o
denominado fendmeno da degenerescéncia.
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Pode parecer um sonho para qualquer empresario escutar al-
guém se referir ao produto de seu concorrente designando-o pelo
que cré ser seu nome, mas que, na realidade, é a marca de titularida-
de daquele empresario. Em outras palavras: o nome do produto e a
marca tornam-se sindnimos na mente do consumidor, degenerando o
primary meaning da marca.

Esse suposto ideal para o empresario nao €, na verdade, um
sonho, mas sim o primeiro passo para a degenerescéncia do signo
como marca identificadora do produto, além de um fator que pode
vir a atrapalhar algumas decisdes estratégicas da empresa.

E o pior ainda esta por vir.

O pior acontece quando os demais fabricantes do produto
passam a designar os seus proprios produtos, no rétulo ou na propa-
ganda, pela marca do terceiro, sem medo de qualquer sancio legal.

Assim, paulatinamente, mas inexoravelmente, a marca vai
perdendo sua distintividade para passar a ser uma denominac¢io de

uso comuim.

Discute-se se, nesses casos, o registro da marca pode ser inva-
lidado, administrativa ou judicialmente, durante a vigéncia do mes-
mo.

A meu ver, em nivel administrativo, tal pedido € juridicamente
impossivel, por nio constar expressamente da LPI, como causa de
extin¢io da marca.

No nivel judicial, porém, cuja amplitude de julgamento € ou-
tra, creio ndo ser causa de extin¢io do feito sem julgamento do méri-
to, podendo o pedido ser avaliado, por forca do disposto no art. 122
da LPI, que define a marca como sendo “um sinal distintivo”. As-
sim, a distintividade é um elemento intrinseco e constituidor da mar-
ca, que nao pode continuar a ser marca caso deixe de identificar e
distinguir, passando a constituir-se em termo de uso comum. Retirado
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da marca esse seu cariter, perde ela sua fun¢io e, em conseqiiéncia,
sua validade.

Reconheco, porém, que a questao € bastante polémica.

De todo modo, a passividade e inatividade do titular de uma
marca, que nao procura evitar que seus concorrentes, os consumido-
res, a midia e os meios de publicidade se utilizem dela como nome
do produto, tem um preco: continuara a ter seu certificado de registro
num quadro pendurado na parede; mas esse registro tera valor mera-
mente nominal, sem qualquer valor real como signo.

4. Conclusiao

Em resumo, em questdes de distintividade, a regra é clara:
uma marca € distintiva e capaz de obter protecao: (i) se ela for intrin-
secamente distintiva ou (ii) se ela adquirir distintividade através do
uso.

No exame de colidéncia, seja na esfera judicial, seja na esfera
administrativa, deve ser considerado nao somente o quadro atual,
mas também os dados histéricos, o cardter unitirio de cada marca e a
eventual ocorréncia do fendmeno da notoriedade.

Os meios de protecio da marca incluem, dentre outros, a teo-
ria da diluicao, como arma de defesa contra eventuais ataques a sua
unicidade, reputacao ou consisténcia.

Por outro lado, como a marca tem uma fun¢io dinamica, que
pode ser diretamente afetada pelos fatos, pode ela deixar de ser dis-
tintiva, degenerando-se, o que pode e deve ser evitado, com o com-
bate constante ao “genericismo” e a banalizacdo ou diluicdo do sig-
no.

Os efeitos de uma violacao direta de marca sao facilmente
identificados, com prejuizos imediatos; mas, a longo prazo, os feitos
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da diluicdo de uma marca podem ser ainda mais nefastos, até por
forca de sua irreversibilidade e perda de seu poder de venda.

A questao da diluicio da marca é de extrema importancia e
deve ser melhor avaliada no Brasil, tanto pelos empresdrios, quanto
pelos advogados da area de propriedade industrial, pelo INPI e pelo
Judiciario.
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